VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUN 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
0000054205 


WEITPRES VORfiFHFM slene MItte Nung Gber die Ubersendung des Internationalen 
^ " vorlaufigen PrQfungsberichts (Formblatt PCT71PEAAH6) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/14582 


Internationales Anmeldedatum (TagAAonaWahr) 
19.12.2003 


Prioritatsdatum (TagMlonaWahr) 
23.12.2002 



Internationale Patentklassifikatlon (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C23C22/68 



Anmelder 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT 
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beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Obermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undbder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Rege! 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I M Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

HI IS Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische TStigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung 

V El BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hlnsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der * 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Hahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 und 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-19 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-29 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Clbersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Clbersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen GrQnden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung ais neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte Internationale Anmeldung, 
Anspruche Nr. 1-15 

BegrQndung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine Internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die AnsprQche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

S Fur die obengenannten Anspruche Nr. 1 -1 5 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der 
Nukieotid- und/oder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

V. Begrundete Feststeilung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeilung 

1. Feststeilung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Anspruche 


23,24,26-29 


Nein: 


Anspruche 


16-22,25 


Ja: 


Anspruche 


23,24 


Nein: 


Anspruche 


16-22,25-29 


Ja: 


AnsprQche: 


16-29 


Nein: 


AnsprQche: 
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Zu Punkt II! 

Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Es wird darauf hingewiesen, dass PatentansprQche auf Erfindungen, fur die kein 
internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, nicht Gegenstand einer internationalen 
vorlaufigen Prufung sein konnen (Regel 66.1 (e) PCT). 

Die geltenden PatentansprQche 1-15 beziehen sich auf eine unverhaltnismassig groBe 
Zahl moglicher Verbindungen von denen sich nur ein kleiner Anteil im Sinne von Artikels 6 
PCT auf die Beschreibung stutzen und/oder als im Sinne von Artikels 5 PCT in der 
Patentanmeldung offenbart gelten kann. Im vorliegenden Fall fehlt den Patentanspruchen 
die entsprechende Stutze und fehlt der Patentanmeldung die notige Offenbarung in einem 
solchen Masse, dass eine sinnvolle Recherche iiber den gesamten erstrebten 
Schutzbereich unmoglich erscheint. Daher wurde die Recherche auf die Teile der 
PatentansprQche gerichtet, welche im o.a. Sinne als gestutzt und offenbart erscheinen, 
namlich die Teile betreffend, die Verbindungen , wie sie in den Ausfuhrungsbeispielen 
angegeben sind, einschliesslich nahverwandter homologer Verbindungen. Deshalb sind 
nur die Verbindungen, wobei L eine Amidfunktion und X eine Gruppe, ausgewahlt aus 
-PO(OH)2, -PO(OH)(OR) , -OPO(OH)2 oder -OPO(OH)(OR), bedeuten recherchiert 
worden. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-4 202 706 (NEWELL RICHARD G ET AL) 1 3. Mai 1 980 (1 980-05-1 3) 
D2: WO 98/29580 A (METALLGESELLSCHAFT AG ; JAEHNE EVELIN (DE); 
SEBRALLA LARS (DE); BRAM C) 9. Juli 1 998 (1 998-07-09) 
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1. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspriiche 16-22 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

1 .1 Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses 
Dokument) die Verwendung von Verbindungen der Formel R F -S0 2 -N(R1)-R2-P03M2 zur 
Antikorrosionsbehandlung von Al (Anspriiche 1-4). Bevorzugte Verbindungen sind z.B. 

1 1-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamide)undecanphosphonsaure und 
6-(N-Methylperfluorobutanesulfonamido)hexanphosphonsaure (Spalte 2, Zeilen 37-40). 
Die Behandlungsmittel enthalt eine oder mehere der Verbindungen und ein Losemittel 
oder Losemittelgemisch (Spalte 4, Zeilen 36-49). Der Gegenstand der Anspriiche 16-22 
und 25 ist deshalb nicht neu. 

1 .2 Es wird darauf hingewiesen, dass Anspruch 22 nicht klar ist. Offensichtlich fehlt das 
wort "oder" zwischen "Z 1 " und "mindestens". 



2. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspriiche 26-29 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von 
Artikel 33(3) beruht. 

2.1 Die Herstellung von Verbunden, wobei ein Metall erst mit Verbindungen mit reaktive 
Endgruppenbehandelt wird, ist ublich im Fachgebiet (siehe z.B. D2, Seite 6, letzter Absatz 
bis Seite 7, erste Absatz). Eine Vorbehandlung wie im Anspruch 29 beansprucht ist aus 
D1 bekannt (Spalte 4, Zeilen 34,35; Beispiel 9). Der Gegenstand der Anspriiche 26-29 
beruht deshalb nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. 



3. Die Merkmale der abhangigen Anspriiche 23 und 24 ergeben sich fur den Fachmann 
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Der Gegenstand dieser 
Anspriiche 26-29 beruht deshalb auf einer erfinderischen Tatigkeit. 



4. Die vorliegende Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, weil sie im Fachgebiet der 
Oberflachenbehandlung benutzt werden kann. 
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